BUNDESPATENTGERICHT

29 W (pat) 538/10

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Markenanmeldung 30 2008 070 640.6

hat der 29. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 29. Februar 2012 durch die Vorsitzende Richterin Grabrucker, die

Richterin Kortge und die Richterin am Landgericht Uhimann

BPatG 152
08.05



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Das Wortzeichen

RECHNET MIT ALLEM

ist am 6. November 2008 zur Eintragung als Marke in das beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) gefuhrte Register fur nachfolgende Waren und Dienst-

leistungen angemeldet worden:

Klasse 35: Buroarbeiten; Buchfihrung; Lohnabrechnung, Unter-
nehmensberatung;
Klasse 36: Finanzwesen; Finanzberatung, Factoring;

Klasse 45 Juristische Dienstleistungen; Rechtsdienstleistungen.

Mit Beschluss vom 23. April 2010 hat die Markenstelle fur Klasse 35 die Anmel-

dung wegen fehlender Unterscheidungskraft zuriickgewiesen.

Das angemeldete Zeichen bestehe aus unmittelbar verstandlichen Worten und sei
dem durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verstéandigen Durch-
schnittsverbraucher einfach verstandlich. Bei der Aussage ,mit allem rechnen®
handele es sich um eine bekannte und gebrauchliche Redewendung, mit der aus-
gedrickt werde, dass alles erwartet werden kénne und wahrscheinlich sei. Damit
stehe der anpreisende Aussageinhalt im Vordergrund, namlich dass der Kunde

alles erwarten koénne, mithin ein gewisses Wertversprechen. Mehrdeutigkeit sei



nicht gegeben. Zudem fanden derartige Satzgebilde vielfach in der Werbung Ver-

wendung und seien deshalb als Herkunftshinweis nicht geeignet.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemalf be-

antragt,

den Beschluss der Markenstelle 35 des Deutschen Patent- und
Markenamtes vom 23. April 2010 aufzuheben.

Das Zeichen sei schutzfahig, da es kurz, pragnant und eingangig sei und zudem
aufgrund seiner Mehrdeutigkeit zum Nachdenken anrege. Ein Bezug auf die Art
des Mediums und die Branche fehle. Es sei nicht beschreibend, da es aus sich
heraus nicht verstandlich sei. Das Publikum misse ein Subjekt zu dem
~Wortsatzfetzen" hinzufiigen, um einen verstandlichen Satz zu erhalten. Dazu sei
ein Denkprozess erforderlich, sodass schon deshalb Eintragungsfahigkeit gege-
ben sei. Unvollstandig gebildete Satze seien immer interpretationsbedurftig und
konnten daher einen Herkunftshinweis enthalten. Gerade in dem Umstand, dass
das Subjekt fehle und von dem Publikum hinzugedacht werden musse, liege ein

Verweis auf die Herkunft der beanspruchten Dienstleistungen.

Die Beschwerde ist zulassig, aber unbegrindet. Der Beschluss des DPMA st

rechtmanig.

Die Anmelderin hat gemaR 88 41, 37 Abs. 1, 33 Abs. 2 i. V. 8§ 8 Abs. 2 Nr. 1 Mar-
kenG keinen Anspruch auf Eintragung des angemeldeten Wortzeichens, da der
Eintragung ein Schutzhindernis in Bezug auf die beschwerdegegenstandlichen
Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 45 entgegensteht. Dem angemeldeten

Zeichen fehlt jegliche Unterscheidungskraft gemaf 8 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG.



Unterscheidungskraft im Sinne des § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG ist die einer Marke
innewohnende (konkrete) Eignung, vom Verkehr als Unterscheidungsmittel auf-
gefasst zu werden, das die in Rede stehenden Dienstleistungen als von einem be-
stimmten Unternehmen stammend kennzeichnet und diese Dienstleistungen somit
von denjenigen anderer Unternehmen unterscheidet. Denn die Hauptfunktion der
Marke besteht darin, die Ursprungsidentitdt der gekennzeichneten Waren und
Dienstleistungen zu gewahrleisten (vgl. u.a. EuGH GRUR 2006, 233, 235
Rdnr. 45 - Standbeutel; 229, 230 Rdnr. 27 - BiolD; GRUR 2008, 608, 611 Rdnr. 66
- EUROHYPO; BGH GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 18 - FUSSBALL WM 2006;
GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2008, 710 Rdnr. 12 - VISAGE; GRUR
2009, 949 Rdnr. 10 - My World). Da allein das Fehlen jeglicher Unterscheidungs-
kraft ein Eintragungshindernis begrindet, ist ein grof3ztigiger Mal3stab anzulegen,
so dass jede auch noch so geringe Unterscheidungskraft geniigt, um das Schutz-
hindernis zu Gberwinden (BGH a. a. O. - FUSSBALL WM 2006; GRUR 2008, 1093
Rdnr. 13 - Marlene-Dietrich-Bildnis; GRUR 2009, 949f. Rdnr. 10 - My World).
Mafgeblich fur die Beurteilung der Unterscheidungskraft ist die Auffassung der
beteiligten inlandischen Verkehrskreise, wobei auf die Wahrnehmung des Handels
und/oder des normal informierten, angemessen aufmerksamen und verstandigen
Durchschnittsverbrauchers der fraglichen Waren oder Dienstleistungen abzustel-
len ist (EUGH GRUR 2004, 943, 944 Rdnr. 24 - SAT 2; GRUR 2006, 411, 412
Rdnr. 24 - Matratzen Concord/Hukla; BGH a.a. O. - FUSSBALL WM 2006).
Ebenso ist zu beriicksichtigen, dass der Verkehr ein als Marke verwendetes Zei-
chen in seiner Gesamtheit mit allen seinen Bestandteilen so aufnimmt, wie es ihm
entgegentritt, ohne es einer analysierenden Betrachtungsweise zu unterziehen
(vgl. u. a. EUGH GRUR 2004, 428, 431 Rdnr. 53 - Henkel; BGH MarkenR 2000,
420, 421 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION; GRUR 2001, 1151, 1152 -

marktfrisch).

Ausgehend hiervon besitzen Wortmarken dann keine Unterscheidungskraft, wenn
ihnen die mal3geblichen Verkehrskreise lediglich einen im Vordergrund stehenden
beschreibenden Begriffsinhalt zuordnen (vgl. u. a. EuUGH GRUR 2004, 674, 678



Rdnr. 86 - Postkantoor; BGH a. a. O. - marktfrisch; GRUR 2001, 1153 - anti KALK;
GRUR 2005, 417, 418 - BerlinCard; GRUR 2006, 850, 854 Rdnr. 19 - FUSSBALL
WM 2006; GRUR 2009, 952, 953 Rdnr. 10 - DeutschlandCard) oder wenn diese
aus gebrauchlichen Wortern oder Wendungen der deutschen Sprache oder einer
gelaufigen Fremdsprache bestehen, die - etwa wegen einer entsprechenden Ver-
wendung in der Werbung oder in den Medien - stets nur als solche und nicht als
Unterscheidungsmittel verstanden werden (vgl. u.a. BGH GRUR 2001, 1043,
1044 - Gute Zeiten - Schlechte Zeiten; BGH GRUR 2003, 1050, 1051 - Cityser-
vice; a. a. O. - FUSSBALL WM 2006). Darluber hinaus besitzen keine Unterschei-
dungskraft vor allem auch Zeichen, die sich auf Umstédnde beziehen, welche die
beanspruchten Waren und Dienstleistungen zwar nicht unmittelbar betreffen,
durch die aber ein enger beschreibender Bezug zu diesen hergestellt wird und die
sich damit in einer beschreibenden Angabe erschopfen (BGH a.a.O. 855
Rdnr. 28 f. - FUSSBALL WM 2006).

Von diesen Grundsatzen ist auch bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft
von Slogans auszugehen (EuGH GRUR 2010, 228, 231 Rdnr. 36 - Vorsprung
durch Technik; EuGH GRUR 2004, 1027, 1029 Rdnr. 32 u. 36, 1030 Rdnr. 44 -
DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT; BGH a. a. O. Rdnr. 12 - My World; BGH
GRUR 2009, 778, 779 Rdnr. 12 - Willkommen im Leben). Es ist jedoch im Einzel-
fall zu prufen, ob die Wortfolge eine Sachaussage ist oder ihr Uber hinaus eine,
wenn auch noch so geringe Unterscheidungskraft fir die angemeldeten Dienst-
leistungen zukommt (BGH a. a. O. - My World u. Willkommen im Leben). Selbst
wenn aber Marken, die aus Zeichen oder Angaben bestehen, die sonst als Wer-
beslogans, Qualitatshinweise oder Aufforderungen zum Kauf der in Bezug ge-
nommenen Waren und Dienstleistungen verwendet werden, eine Sachaussage in
mehr oder weniger groem Umfang enthalten, ohne unmittelbar beschreibend zu
sein, kdnnen sie dennoch geeignet sein, den Verbraucher auf die betriebliche
Herkunft der in Bezug genommenen Waren oder Dienstleistungen hinzuweisen
(EuGH a. a. O. Rdnr. 56 - Vorsprung durch Technik). Dies kann insbesondere

dann der Fall sein, wenn diese Marken nicht nur in einer gewdhnlichen Werbe-



mitteilung bestehen, sondern eine gewisse Originalitdt oder Pragnanz aufweisen,
ein Mindestmal® an Interpretationsaufwand erfordern oder bei den angesproche-
nen Verkehrskreisen einen Denkprozess auslosen (EuGH a. a. O. Rdnr. 57 - Vor-
sprung durch Technik; BGH a. a. O. - My World).

Das Zeichen ,RECHNET MIT ALLEM" ist aus einfach verstandlichen Grundwor-

tern der deutschen Sprache gebildet und hat folgende Bedeutungen:

- eine Person rechnet mit allen Méglichkeiten, sowohl der besten als auch
der schlimmsten. Das heil3t, sie ist misstrauisch, vorsichtig, umsichtig
und beriicksichtigt alle denkbaren Komplikationen.

- eine Person ist bereit, auch mit unzureichenden Daten Rechenvorgénge
durchzufihren.

- Eine Person kennt und nutzt samtliche Daten, um mit ihnen zu rechnen,
bzw. samtliche technischen und sonstigen Hilfsmittel, um Rechenleis-
tungen durchzufthren.

- ,Rechnet mit allem(!)" Imperativisch an eine geduzt angesprochene
Mehrheit von Personen, die aufgefordert wird, bei den Leistungen der
Beschwerdefuhrerin mit allen Moglichkeiten zu rechnen, also sich auch
auf Ungewdhnliches gefasst zu machen.

In allen diesen Bedeutungen bezieht sich das Zeichen nach seinem Sinngehalt auf
den Dienstleister und seine Qualifikationen und besonderen Eigenschaften. Das
Wort ,rechnen” stellt den sachlichen Bezug zu den beanspruchten Dienstleistun-
gen ,Buroarbeiten, Buchfihrung, Lohnabrechnung, Unternehmensberatung Fi-
nanzberatung, Factoring”® her. Bei Ausfuhrung dieser Dienstleistungen werden
namlich Ublicherweise Rechenleistungen erbracht. Flur die weiter beanspruchten
Dienstleistungen ,Juristische Dienstleistungen, Rechtsdienstleistungen® hat ,rech-
nen® im ubertragenen Sinn, namlich in der Bedeutung ,vorbereitet sein auf‘ eben-

falls eine unmittelbar verstandliche Sachaussage zum Inhalt. Daher kdnnte das



Zeichen in einem Flie3text zur Beschreibung der beanspruchten Dienstleistungen

benutzt werden, wodurch sich sein beschreibender Charakter offenbart.

Die Recherche hat ergeben, dass der Slogan in der Werbung der beanspruchten
Branchen isoliert nicht nachweisbar ist. Allgemeinsprachlich sind jedoch Aussagen
wie ,Sie kdnnen mit uns rechnen®, ,wir rechnen mit allem®, ,der rechnet alles aus*,
Lhicht alles, was sich rechnet, rechnet sich“, ,Mein Rechner rechnet sich® (siehe
Google Recherche Anlage 1, Literaturdokumentation Anlage 2) quer durch alle
Lebensgebiete omniprasent. Daher geht der Senat davon aus, dass in Bezug auf
die hier beanspruchten Dienstleistungen das angesprochene Publikum die Aus-
sage des Dienstleisters sofort ohne jeden weiteren gedanklichen Zwischenschritt
erfasst und darin nichts anderes sieht als eine anpreisende Eigenschaftsangabe

im Rahmen der tblichen Werbung.

Die Anmelderin vertritt demgegenuber die Auffassung, das Zeichen sei schon
deshalb als Herkunftshinweis eintragungsfahig, da es nur in seiner imperativi-
schen Form ein grammatikalisch vollstandiger Satz sei, im Ubrigen aber ein Sub-
jekt hinzugedacht (,er, ,der Anbieter") werden misse, um es zu einem Satz zu
vervollstdndigen. Danach wéren Slogans unabhangig von ihrem Bedeutungsge-
halt immer schon dann unterscheidungskraftig, wenn sie als Satz grammatikalisch
unvollstandig waren. Nur vollstandige Satze kénnten als nicht eintragungsfahig zu-

rickgewiesen werden.

Diese Auffassung geht jedoch fehl und wird dem Erfordernis der Unterschei-
dungskraft nach § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG nicht gerecht. Denn das Publikum wird
das Zeichen ohne weiteres Nachdenken zu einem vollstdndigen Satz mit be-
schreibendem Inhalt ergédnzen, da es gewohnt ist, dass beschreibende Produkt-
aussagen in verkurzter Form verwendet werden. Interpretationsbedurftigkeit liegt
nicht schon bei jeder leicht erkennbaren grammatikalischen Verkirzung vor, son-
dern nur dann, wenn der Bedeutungsinhalt auch nach einer vollig naheliegenden

grammatischen Ergadnzung des Slogans noch unklar bleibt. Denn nur dann wird



das Publikum neben der Wahrnehmung des beschreibenden oder werbenden In-
haltes seine Aufmerksamkeit auch auf die betriebliche Herkunft des Produktes

richten.

Grabrucker Kortge Uhlmann
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